Sygn. akt XXIl GW 274/20

POSTANOWIENIE

Dnia 7 grudnia 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXl Wydziat Wiasnosci Intelektualnej
w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa B. Co. z siedzibg w New Jersey
przeciwko D. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie

0 ochrone praw do znakéw towarowych

postanawia: oddalic wniosek B. Co. z siedzibg w New Jersey o zobowigzanie D. spoiki z

ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie do wydania $rodkéw dowodowych. (a
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contrario art. 479" k.p.c.)



Sygn. akt XXIl GW 274/20
UZASADNIENIE

B. Co. z siedzibg w New Jersey wniosta o

I. nakazanie D. spoitce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie zaniechania

naruszania przystugujgcych powddce praw z rejestracji unijnych znakéw towarowych: graficznego

A o0 numerze EUTM 008551657 oraz stownego "BENJAMIN MOORE" o numerze EUTM
008551681 oraz praw ochronnych na stowne znaki towarowe: BENJAMIN MOORE o numerze
R.112502 oraz BENJAMIN MOORE PAINTS o numerze R.112501 polegajgcego na uzywaniu

oznaczen: stownych "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE PAINTS", graficznego A i

A

Benjamin Moore ub A Benjamin Moore

stowno-graficznych bez wzgledu na zastosowang

kolorystyke, dla oznaczania:

a. farb i innych powlok malarskich barwionych przez pozwanag, tj. powstatych w wyniku zmieszania
bazy oraz barwnikéw przez pozwang lub na jej zlecenie, oferowania tak oznaczanych produktéw, ich
wprowadzania do obrotu i reklamowania, w tym przy wykorzystaniu domeny (...).pl i umieszczonej

pod nig strony internetowej, jak rowniez w prasie i w Internecie;
oraz
b. $wiadczonych przez pozwang ustug barwienia farb i innych powtok malarskich oraz oferowania tak

oznaczanych ustug, ich $wiadczenia i reklamowania, w tym przy wykorzystaniu domeny (...).pl i

umieszczonej pod nig strony internetowej, jak rowniez w prasie i w Internecie;

poprzez:

zakazanie pozwanej uzywania oznaczenh: "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE PAINTS",

A

Benjamin Moore iami
graficznego A i stowno-graficznych Jami lub A Benjamin Moore

zastosowang kolorystyke, dla oznaczania:

bez wzgledu na

i. farb i innych powtok malarskich barwionych przez pozwang, tj. powstatych w wyniku zmieszania
bazy oraz barwnikéw przez pozwang lub na jej zlecenie, oraz oferowania tak oznaczanych produktéw,
ich wprowadzania do obrotu i reklamowania w tym przy wykorzystaniu prasy, Internetu, w tym domeny

internetowej (...).pl i umieszczonej pod nig strony internetowej, w szczegdélnosci poprzez usuniecie

tresci wskazanej strony internetowej w zakresie w jakim dotyczy ona produktéw oznaczonych

oznaczeniami: stownymi "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE PAINTS", graficznym A i

Benjamin Moore o A Benjamin Moore

stowno-graficznym raz bez wzgledu na zastosowang

kolorystyke,



oraz

ii. $wiadczonych przez pozwang ustug barwienia farb i innych powlok malarskich oraz oferowania tak
oznaczanych ustug, ich Swiadczenia i reklamy, w tym przy wykorzystaniu prasy, Internetu, w tym
domeny (...).pl i umieszczonej pod nig strony internetowej w szczegolnosci poprzez usuniecie tresci
wskazanej strony w zakresie w jakim dotyczy ona oferty ustug barwienia farb i innych powiok
malarskich oznaczonych oznaczeniami: stownymi "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE

A

Benjamin Moore iami
PAINTS", graficznym A i sfowno-graficznym Jami oraz A Benjamin Moore bez

wzgledu na zastosowang kolorystyke;

Il. nakazanie pozwanej zaniechania czynnosci przygotowawczych rodzgcych ryzyko naruszenia

przystugujgcych powddce praw z rejestracji unijnych znakéw towarowych: graficznego A 0
numerze EUTM 008551657 oraz stownego "BENJAMIN MOORE" o numerze EUTM 008551681 oraz
praw ochronnych na stowne znaki towarowe: BENJAMIN MOORE o numerze ochrony R.112502 oraz
BENJAMIN MOORE PAINTS o numerze ochrony R.112501 polegajgcych na sprzedazy baz farb i baz

innych powtok malarskich przeznaczonych do barwienia w opakowaniach opatrzonych oznaczeniami:

A

Benjamin Moore

stownym "BENJAMIN MOORE", graficznym A stowno-graficznym lub

A Benjamin Moore bez wzgledu na zastosowang kolorystyke, poprzez zakazanie pozwanej
sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz sprzedazy baz farb i baz innych

powlok malarskich przeznaczonych do barwienia w opakowaniach opatrzonych oznaczeniami:

A

Benjamin Moore

stownymi "BENJAMIN MOORE", graficznym A stowno-graficznym lub

A Benjamin Moore bez wzgledu na zastosowang kolorystyke;

Ill. w przypadku uwzglednienia powddztwa nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt w terminie
14 dni od uprawomocnienia sie wyroku, na stronach internetowych: http:// (...).pl/ oraz http:// (...).pl/,
na ich stronach startowych ukazujgcych sie odbiorcy bezposrednio po wejsciu na nie, w gérnej czesci
tych stron, tuz pod menu nawigacyjnym, w sposéb bezposrednio widoczny dla odbiorcy bez
koniecznosci dokonania jakichkolwiek zabiegow, a takze w taki sposdb, aby tresci nie przestaniaty ani
nie rozdzielaty zadne inne elementy lub komunikaty, w czarnej ramce o wymiarach co najmniej 500 x
700 pixeli na biatym tle, czcionkg Times New Roman, pogrubiong, w rozmiarze 14, koloru czarnego,
przy czym zaznaczona czes¢ tresci (jak ponizej) powinna by¢ wyrézniona dodatkowo podkresleniem
oraz utrzymywania na tych stronach przez nieprzerwany okres 60 dni, informacji o zapadtym

orzeczeniu:

"Wyrok wydany przeciwko D. sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie
Sad Okregowy w Warszawie, XXIl Wydziat Wtasnosci Intelektualnej, prawomocnym wyrokiem nakazat

D. sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie, zaniechania naruszania praw do zarejestrowanych znakdow

towarowych "BENJAMIN MOORE" (tj. unijnych znakéw towarowych o numerach EUTM 008551657 i
EUTM 008551681 oraz krajowych znakéw towarowych o numerach R.112502 oraz R.112501)




przystugujgcych B. Co. z siedzibg w New Jersey, USA, poprzez zakazanie D. sp. z 0. 0. z siedzibg w
Warszawie bezprawnego uzywania znakow towarowych "BENJAMIN MOORE” dla oznaczania farb i
innych powlok malarskich barwionych przez D. Sp. z 0.0., a takze oferowania, reklamowania i
wprowadzania do obrotu tak oznaczonych produktéw, a takze dla oznaczania swiadczonych przez D.
Sp. z o.0. ustug barwienia farb i innych powlok malarskich oraz oferowania i reklamowania tak

oznaczonych ustug.”
lub ewentualnie o innej tresci uznanej przez Sad za adekwatng do naruszenia;

IV. w przypadku uwzglednienia powddztwa nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt w dwdch
kolejnych, najblizszych po uprawomocnieniu sie wyroku, wydaniach magazynu ,(...)", na pierwszej
dostepnej stronie w aktualnym w tej dacie wydaniu (na ktérej mogg by¢ publikowane reklamy lub
ogloszenia), w kazdym przypadku na ptaszczyznie stanowigcej nie mniej niz 1/3 catkowitej
powierzchni strony, w czytelny i widoczny sposéb, czcionkg Times New Roman, pogrubiong, o
rozmiarze 14 i w kolorze czarnym, przy czym zaznaczona cze$¢ tresci (jak ponizej) powinna by¢

wyrézniona dodatkowo podkresleniem, informacji o zapadtym orzeczeniu:

"Wyrok wydany przeciwko D. sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie

Sad Okregowy w Warszawie, XXIl Wydziat Wtasnosci Intelektualnej, prawomocnym wyrokiem nakazat
D. sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie, zaniechania naruszania praw do zarejestrowanych znakéw
towarowych "BENJAMIN MOORE" (j. unijnych znakéw towarowych o numerach EUTM 008551657 i
EUTM 008551681 oraz krajowych znakow towarowych o numerach R.112502 oraz R.112501)

przystugujacych B Co. z siedzibg w New Jersey, USA, poprzez zakazanie D. sp. z 0. 0. z siedzibg w

Warszawie bezprawnego uzywania znakéw towarowych "BENJAMIN MOORE” dla oznaczania farb i
innych powtok malarskich barwionych przez D. Sp. z o.0., a takze oferowania, reklamowania i
wprowadzania do obrotu tak oznaczonych produktéw, a takze dla oznaczania swiadczonych przez D.
Sp. z o0.0. ustug barwienia farb i innych powtok malarskich oraz oferowania i reklamowania tak

oznaczonych ustug."
lub ewentualnie o innej tresci uznanej przez Sad za adekwatng do naruszenia;

V. zobowigzanie pozwanej do wydania srodkéw dowodowych, ktérymi dysponuje w postaci dokumen-
téw handlowych, tj.: rejestru sprzedazy i zakupdw, faktur zakupu i sprzedazy oraz potwierdzen
zamowienia stanowigcych dowdd naruszania przez pozwang praw powoddki o ktorym mowa w pkt | i 1
petitum pozwu, w tym dowdd na ilo$¢ i cene zamdwionych i sprzedanych przez pozwang farb i innych
powlok malarskich barwionych przez pozwang, tj. powstatych w wyniku zmieszania bazy oraz
barwnikéw przez pozwang lub na jej zlecenie oraz baz farb i baz innych powtok malarskich

przeznaczonych do barwienia — wszystkich powyzszych produktéw w opakowaniach oznaczonych

znakami: "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE PAINTS", graficznym A, i stowno-

A

Benjamin Moore lub A Benjamin Moore

graficznm bez wzgledu na zastosowang kolorystyke

oraz swiadczonych przez pozwang ustug z uzyciem oznaczen: "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN



A

Benjamin Moore

MOORE  PAINTS", graficznym A i stowno-graficznm lub

A Benjamin Moore bez wzgledu na zastosowang kolorystyke

powyzsze dokumenty powinny objg¢ okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do czasu zaniechania przez
pozwang naruszania praw powddki, o ktorym mowa w pkt. | i Il petitum pozwu poprzez sktadowanie w
celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, oferowanie i wprowadzanie do obrotu ww. farb i innych
powtok malarskich oraz baz farb i baz innych powlok przeznaczonych do barwienia, a takze
Swiadczenie ww. ustug, podnoszac ze dokumenty te zawierajg informacje o faktach istotnych dla

niniejszej sprawy tj. o bezprawnym korzystaniu przez pozwang z przystugujacych powddce praw z

rejestracji unijnych znakéw towarowych: graficznego A o0 numerze EUTM 008551657 oraz
stownego "BENJAMIN MOORE" o numerze EUTM 008551681 oraz praw ochronnych na stowne znaki
towarowe: BENJAMIN MOORE o numerze R.112502 oraz BENJAMIN MOORE PAINTS o numerze

R.112501, w tym czasu trwania i skali takiej dziatalnosci;

VI. wezwanie pozwanej do udzielenia informaciji, ktére sg niezbedne do dochodzenia przez powddke
roszczen wynikajgcych z art. 296 ust. 1 i art. 296 ust. 12 pkt 2 p.w.p. o pochodzeniu i sieciach

dystrybucji towaréw i ustug, {j.:

a. farb i innych powlok malarskich barwionych przez pozwang, tj. powstaltych w wyniku zmieszania
bazy oraz barwnikéw przez pozwang lub na jej zlecenie oraz baz farb i baz innych powtok malarskich

przeznaczonych do barwienia - w opakowaniach opatrzonych oznaczeniami: stownymi "BENJAMIN

Benjamin Moore iami
MOORE", graficznym A stowno-graficznym J lub ABenjamm Moore

wzgledu na zastosowang kolorystyke;

bez

a takze

b. Swiadczonych przez pozwang ustug barwienia farb i innych powtok malarskich oznaczonych

oznaczeniami: stownymi "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE PAINTS", graficznym A i

A

Benjamin Moore o A Benjamin Moore

stowno-graficznym raz bez wzgledu na zastosowang

kolorystyke;
tj. informaciji o:

i. firmach (nazwach) i adresach producentéow, wytworcéw, dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych
poprzednich posiadaczy, od ktérych lub na rzecz ktérych nastgpito nabycie lub zbycie tych towaréw,
jak réwniez przewidzianych hurtownikach i detalistach tych towaréw i ustug;

ii. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, wystanych (w tym zbytych), otrzymanych lub zamdéwionych
przez pozwang ww. towarow i Swiadczonych przez pozwang ww. ustug, jak rowniez o cenach otrzy-
manych w zamian za ww. towary i ww. ustugi, ze wskazaniem doktadnej ilosci tych towardw i ustug;

za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia udzielenia informaciji.



Na uzasadnienie wniosku z pkt. V. wskazata, ze Zgdane $rodki dowodowe sg konieczne dla
dochodzenia roszczen, w tym zwlaszcza pienieznych, wynikajgcych z naruszenia praw powodki.
Informacje mogg sie okaza¢ konieczne dla okreslenia zakresu naruszenia, ktory jest obecnie powodce
nieznany. Jedynie pozwana dysponuje dokumentami handlowymi, stanowigcymi dowdd naruszania
praw do znakdéw towarowych, w tym dowdd na ilo$¢ i cene zamowionych i sprzedanych przez nig farb
i innych powtok malarskich barwionych przez pozwang oznaczonych znakami towarowymi BENJAMIN
MOORE oraz ich odbiorcéw.

Stosownie do uzasadnienia nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego wprowadzajgce;j
omawiang instytucje, zgdany srodek dowodowy winien by¢ zwigzany z dochodzonym roszczeniem z
tytutu naruszenia praw wtasnosci intelektualnej. Instytucja ta nie stanowi podstawy do uzyskiwania
informacji o innych faktach niz te, ktére dotyczg ochrony naruszonego prawa (Druk nr 45, RM-10-169-
19, z 4.12.2019 r.). Dokumenty oraz informacje, ktérych domaga sie powddka sg bezposrednio
zwigzane z prawami, ktdrych ochrony dochodzi. Ustawodawca krajowy umozliwit powodowi
poznanianie nowych faktéw i dowodéw dotyczgcych roszczenia w toczgcej sie juz sprawie o
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naruszenie jego praw wiasnosci intelektualnej. Art. 4797 k.p.c. nalezy interpretowac kierujgc sie

przestankg skutecznosci pozyskiwania informac;ji.

Pkt 20 preambuty dyrektywy 2004/48WE Parlamentu Europejskiego z 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie egzekwowania praw wtasnos$ci intelektualnej, w ktérej podkreslono znaczenie skutecznosci
Srodkow uzyskiwania dowoddéw wskazuje, ze elementami o pierwszorzednym znaczeniu dla ustalenia
naruszenia praw wiasnosci intelektualnej sg dowody, wtasciwe jest zapewnienie skutecznych srodkow
ich przedstawiania, uzyskiwania i przechowywania. Procedury powinny uwzglednia¢ prawo do obrony
i dawac¢ niezbedne gwarancje z ochrong informacji poufnych wiacznie. W przypadku naruszen
popetnionych na skale handlowg wazne jest tez, aby tam, gdzie wtasciwe, sgd mogt zarzadzi¢ dostep
do dokumentéw bankowych, finansowych Ilub handlowych, ktére znajdujg sie pod kontrolg

domniemanego naruszajgcego.

Na podstawie pozyskanych informacji oraz dowodéw powodka bedzie mogta sformutowac
precyzyjnie roszczenia pieniezne oraz inne roszczenia, ktoérych w trakcie toczgcego sie postepowania
po zyskaniu informacji oraz dokumentow nie mogtaby zmienia¢ lub wnosi¢. Formutujgc zbyt wczesnie
roszczenia pieniezne lub inne na etapie pozwu, bez wnioskowanych dowoddéw oraz informaciji,
narazitaby sie na utrate roszczenia, w zwigzku z zbyt niskim zgdaniem, lub utrate opfaty od pozwu, w
zwigzku z zbyt wygérowanym zgdaniem. Jedynie wydanie dowoddw, o ktére wnosi pozwoli powddce
skutecznie dochodzi¢ ochrony swych praw. Dokumenty, ktérych domaga sie powddka powinny

obejmowac okres od 1 stycznia 2018 r. do czasu zaniechania naruszen.

Zadanie wydania $rodkéw dowodowych, jak i ujawnienia informacji ma spetnia¢ role procesowg
w postaci wykazania zakresu naruszenia, w tym skali naruszenia, w tym osigganych przez pozwang z
tego tytutu korzysci oraz zrédet zaopatrzenia pozwanej w produkty naruszajgce prawa powddki do
znakoéw towarowych BENJAMIN MOORE, a takze uwiarygodnienia informacji ujawnionych przez
pozwang w trybie roszczenia informacyjnego. Jedynie tgczne zastosowanie obu instytucji — wydanie
wskazanej dokumentacji handlowej i zobowigzanie do ujawnienia informacji - pomoze odpowiednio

ujawnic¢ i udowodnic fakty.



Sad zwazyt:

Zgodnie z przepisem art. 479'%°

k.p.c., w sprawie o naruszenie prawa wtasno$ci intelektualnej
powdd, ktéry uprawdopodobnit roszczenie, moze zgdaé, aby pozwany wyjawit lub wydat $rodek
dowodowy, ktérym dysponuje, w szczegodlnosci dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe,

stuzgce ujawnieniu i udowodnieniu faktéw.

Whiosek o wyjawienie lub wydanie srodka dowodowego powinien odpowiada¢é wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawieraC okreslenie srodka dowodowego oraz
uprawdopodobnienie okolicznosci uzasadniajgcych wniosek, w tym okolicznoséci, z ktérych wynika, ze

pozwany dysponuje $rodkiem dowodowym objetym zadaniem. (art. 479'% k.p.c.)

Uwzgledniajgc zadanie, sad okresla termin wyjawienia lub wydania srodka dowodowego,
zasady korzystania z niego i zapoznawania sie z nim, a takze poucza strony o ochronie tajemnicy
przedsiebiorstwa. Jezeli pozwany powotuje sie na ochrone tajemnicy przedsiebiorstwa, sad moze
okresli¢ szczegolne zasady korzystania ze srodka dowodowego i zapoznawania sie z nim oraz moze

wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia. (art. 479'% § 1 k.p.c.)

Jezeli pozwany uchyla sie od wykonania postanowienia nakazujgcego wyjawienie lub wydanie
srodka dowodowego lub dopuszcza sie zniszczenia takiego srodka w celu udaremnienia jego
wyjawienia lub wydania, sgd moze:

1) uzna¢ za ustalone fakty, ktére majg zosta¢ stwierdzone za pomocg tego srodka, chyba ze
pozwany, ktéry uchyla sie od wykonania postanowienia nakazujgcego wyjawienie lub wydanie srodka
dowodowego lub dopuszcza sie zniszczenia takiego srodka, wykaze co innego;

2) obcigzy¢ pozwanego obowigzkiem zwrotu kosztow postepowania, w catosci lub czesci, niezaleznie

od wyniku sprawy. (art. 479'% § 3 k.p.c.)

Whniosek B. Co. podlegat oddaleniu a limine, poniewaz zadane — w bardzo szerokim
zakresie - srodki dowodowe sa zbedne dla dochodzonych w tym postepowa-niu roszczen
zakazowych i sposob6w usuniecia skutkéw naruszen. (a contrario art. 479'%® k.p.c.) Dla
wykazania ich stusznosci nie jest konieczny dostep do dokumentacji handlowej i ksiegowej objetej
tajemnicg przedsiebiorstwa spotki D. . W szczegdlnosci nie stuzg one okres$leniu faktu i zakresu
naruszenia determinujgcych zadane sankcje, ktére to okolicznosci powodka dowodzi innymi srodkami,

typowymi dla sporéw o ochrone praw do znakdéw towarowych.

Ze wzgledu na to, ze sprawa ma charakter gospodarczy, wytgczone jest dokonywania zmian
przedmiotowych, w szczegdlnosci wystgpienie przez B. Co. z nowymi roszczeniami o odszkodowanie
lub zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzySci — na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. (art. 458° §1w
zw. z art. 479" k.p.c.)

Motywujgc wniosek o wydanie $srodkéw dowodowych B. Co. powigzata go z roszczeniem
informacyjnym, choé kazde z nich ma odmienny charakter i cel procesowy. Srodki dowodowe, ktérych
wydania lub wyjawienia zgdaé mozna na podstawie art. 479'% k.p.c. nie majg stuzyé czynieniu ustalen
na uzytek okreslenia przysztych roszczen, do ktérych dochodzenia moze byé uprawniony wiasciciel
znakow towarowych. Sg one $cisle zwigzane z postepowaniem, w ktérym roszczenia te zgtoszono i
stuzg wykazaniu faktéw istotnych w rozumieniu art. 227 k.p.c. (por. art. 235" k.p.c.) Za takim

rozumieniem instytucji wyjawienia lub wydania $rodkéw dowodowych przemawia w szczegdélnosci
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brzmienie przepisu art. 4797 § 3 k.p.c. okres$lajacego skutki odmowy wykonania przez pozwanego

zobowigzania sgdu.



